VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBBIXAUMIEM 



GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 



■J/yiPO 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBEmCH 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



pftT 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
GEBS200253PC 


wcitcdcc \fr\oreucM slehe Mitteilung Ober die Obersendung des intemationalen 
Wfcll tHtb VUKutnbN vorlauflgen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/IPEAAH6) 


Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP 03y50775 


Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) Prioritatsdatum (T ag/MonaWahr) 
31.10.2003 04.11.2002 


Internationale Patentklasslfikation (IPK) Oder nationale Klasslfikation und IPK 
C08G7754 


Anmelder 

GE BAYER SILICONES GMBH & CO. KG et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige PrOfungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen PrQfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
undvbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I H Grundlage des Bescheids * 

II □ Prioritat 

III El Keine Ersteliung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V 13 BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
25.05.2004 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
17.03.2005 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen PrQfung 
beauftragten Beh6rde 

— Europalsches Patentamt 

35V D-80298 MOnchen 
Wj) Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax:+49 89 2399 - 4465 


BevollmSchtigter Bediensteter ^^n*^ 
Ko!te,R 

Tel. +49 89 2399-8481 ^"Ki^ 



ormblatt PCTrfPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



0/ 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER _ n ~ 
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I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
' Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Benchts als ^ s P^9^oh 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefQgt, weif sie kerne Anderungen enthaiten (Regeln 70. 16 und 70.17)). 



Beschreibung, Setter! 

•j.48 in der ursprungiich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

-I _1 4 in der ursprungiich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den . 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: - ■ 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen ersteilt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprungiich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die soiche Anderungen enthaiten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1 Folqende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beaihend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 
S Anspruche Nr. 9,10,13,14 

Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fQr den keine internationale vorlaufige Priifung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

El Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. 9,10,13,14 sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt 
werden konnte (genaue Angaben): 

siehe Beiblatt 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

S Fur die obengenannten Anspruche Nr. 9,10,13,14 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2 Eine sinnvolle international vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, weil das Protokoll der 
Nukleotid- und/oder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschnften 
vorgeschriebenen Standard entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

V Begrundete Feststellung nach Artlkel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
" gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-8,11,12 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-8,11,12 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 

Nein: Anspruche: 1-8,11,12 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt III: 

Die Gegenstande der Anspruche 9,10,13 und 14 stellen kelne nachvollziehbare 
technische Lehre dar und sind so unklar, daB fur sie keine intemationale vorlaufige 
Priifung durchgefuhrt oder ein internationaler vorlaufiger Priifungsbericht erstellt 
warden kann. 

Nach dem Verfahrensanspruch 9 soil ein bestimmtes Verhaltnis V2/V1 < 1/3 
eingehalten werden. Wie weiter unten unter Punkt V. Abschnitt 1 . dargelegt wird, ist 
es rein willkurtich, welche Molekulsegmente man als V1 und V2 betrachten will, auBer 
daB -Z 2 - zu V2 zahlen soli. Somit stellt die Einstellung eines bestimmten 
Verhaltnisses V2/V1 , wie unter Punkt a) dieses Anspruchs aufgefuhrt, keine 
nachvollziehbare technische Lehre dar. 

Der Anspruch beschreibt weiter unter Punkten a) d) parallel zueinander multiple 
Umsetzungen nicht naher definierter Mono- und/oder Diaminverbindungen mit nicht 
naher definierten organischen Verbindungen, die teilweise mehrfach hintereinander 
ablaufen sollen, wobei in irgendeiner Stufe irgendeiner Reaktion b) ein Mol einer 
organischen Verbindung eingesetzt wird und in irgendeiner letzten Stufe irgendeiner 
Reaktion die Stochiometrie 1:1 sein soil . 

Die Gegenstande des Anspruchs 9 und die darauf ruckbezogenen Anspruche 10, 13 
und 14 stellen somit keine nachvollziehbare technische Lehre dar. Daher wurde fur 
diese Gegenstande keine Recherche durchgefuhrt und es kann daher auch keine 
intemationale vorlaufige Priifung durchgefuhrt oder ein internationaler vorlaufiger 
Priifungsbericht erstellt werden. 



Zu Punkt V: 

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit der Anspruche .1-8,1 1 und 12 gemaB 
Artikel 33(2) PCT: 

D1 WO02/10257A 
D2 WO02/10256A 
D3 WO02/10259A 
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1 . Die vorliegende Anmeldung erfiillt nicht die Erfordernisse des Artikels 33 (2) PCT da 
die Gegenstande der Anspriiche 1-8, 11 und 12 nicht neu sind: 

1.1. Die vorliegende Anmeldung offenbart lineare Polyamino und/oder Polyammonium - 
Polysiloxancopolymere mit der Wiederholungseinheit -[Q-V]- wobei Q ein 
quaternierter/quaternierbarer zweiwertiger oder dreiwertiger stickstoffhaltiger 
organischer Rest der im Anspruch 1 aufgefuhrten Formeln ist und V mindestens 
einen Kohlenwasserstoffrest V1 und mindestens einen Kohlenwasserstoffrest V2 : 
darstellt, wobei sich V1 und V2 nur dadurch unterschieiden daB V2 zwingend eine 
zweiwertige Organopolysiloxangruppe -Z 2 - mit n 1 =20-1000 aufweist. 
Die "Kohlenwasserstoffreste" sind u.a. ggf. durch Gruppen -O- , -C(O)- usw. 
unterbrochen und ggf. OH substituiert. 

Da V1 und V2 auch nebeneinander im Molekul vorkommen, ist willkurlich, welche 
Molekulsegmente man als V1 und V2 betrachten will, auBer daB -Z 2 - zu V2 zahlen 
soil. Somit ist ein bestimmtes Molverhaltnis V2A/1 willkurlich gewahlt und sagt iiber 
die Struktur des Molekiils nichts aus. Es kann daher die Neuheit nicht herstellen. 
Dies wird auch durch die Argumente im Schreiben der Anmelderin vom 6.0ktober 
2004 nicht widerlegt. 

Betrachtet man z.B. das Molekul des Beispiels 8 auf Seite 89 der D1 , so zeigt sich 
daB die dortigen linearen Polyamino und/oder Polyammonium - 
Polysiloxancopolymere unter die geltenden Anspriiche 1 bis 3 und 5 bis 8 fallen, 
denn die monoquaternierten Piperazinreste fallen unter die in Anspruchen 1 bis 3 
und 5 bis 8 aufgefuhrten Formeln fur Q und das Molekul weist auch 
Kohlenwasserstoffreste V1 und V2 auf, einer davon (V2) mit einer zweiwertigen 
Organopolysiloxangruppe -Z 2 - mit 
n n = 32 (n n definiert wie in Anspruch 1 der Anmeldung). 

Die MaBgabe daB Q nicht an Carbonyl binden soil, trifft auch fur Beispiel 8 der D1 zu, 
denn die Stickstoffreste des Piperazinrestes hangen nicht an einer Carbonylgruppe. 
Die Gegenstande der geltenden Anspriiche 1 bis 3 und 5 bis 8 sind daher nicht mehr 
neu. 

Der geltende Anspruch 4 definiert V2 dadurch, daB -Z 2 - zwischen zwei 
Kohlenwasserstoffresten obiger Definition (V2* genannt) sitzt. Auch dieses Merkmal 
wird durch die Strukturformel des in Beispiel 8 der D1 offenbarten Polyammonium - 
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Polysiloxancopolymers erfullt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 4 ist daher nicht mehr neu. 

Die in D1 offenbarten Polyammonium-Polysiloxancopolymere werden in 
kosmetischen Formulieaingen, werden als Weichmacher zur Wasche von Fasem 
und Textilien gegeben und als Mittel zur Verhinderung bzw. Ruckgangigmachung 
von Textilverknitterungen eingesetzt, siehe D1, Seite 3, erster bis drifter vollstandiger 
Absatz. 

Die Gegenstande der Anspruche 1 1 und 12 sind daher nicht mehr neu. 

1 .2. Solange V1 und V2 und Q nicht konkreter und eindeutiger definiert werden, sind die 
Gegenstande der Anspruche 1-8,1 1 und 12 nicht nur nicht neu gegenuber D1 , 
Beispiel 8, sondern auch gegenuber D2 , Beispielen 2 und 3 und D3, Beispiel 1 . 

2. Zur erf inderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT ist f olgendes 
festzustellen: 

Die Aufgabe der Anmeldung kann darin gesehen werden, weitere interne 
Weichmacher bereitzustellen, die einen guten Griff ergeben (siehe Beispiel 6 der 
Anmeldung) 

Die Priifungabteilung vermag z.Zt. nicht zu erkennen wie sich die Anmelderin vom 
Stand der Technik abgrenzen kann. 

Falls es trotzdem gelingen sollte, V1 und V2 und Q konkret, eindeutig und vom 
Stand der Technik unterscheidbar zu definieren, so da6 ein bestimmter Bereich fur 
das Verhaltnis V2A/1 sinnvoll, eindeutig und nachvollziehbar angegeben werden 
kann, der dann die Neuheit herstellt, so wiirde ein solcher Bereich gegenuber D1 
keine Aufgabe losen, denn in D1 ist die obige Aufgabe ja bereits gelost. Die Tabelle 
oben auf der Seite 96 in D1 zeigt ja, daB fur den gesamten Bereich der Offenbarung 
von D1 (d.h. innerhalb und auBerhalb des dann in der Anmeldung definierten 
Bereichs f ur das Verhaltnis V2AH ) als Textilweichmacher geeignete Polyammonium- 
Polysiloxancopolymere mit weichem Griff existieren. 
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